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MAT: Asignacion de nombre de domirfimizunogolf.cl”.

Santiago, 23 de Diciembre de 2005

Atendido el estado de la causa, citese a lasspaé sentencia
VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF04588 de fecha 4 de Mareo2@05, e
Departamento de Ciencias de la Computacion de laedsidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la desigm@t como Arbitro par
resolver el conflicto planteado por la inscripcagl nombre de domin
“mizunogolf.cl”; entre JHL (José Hugo Lira Lopez) y la socie
Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation), enekhte tambié
“Mizuno”.

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen emeéCtonforme a u
estatuto especialmente dictado al efecto, denomiffadglamento patr
el funcionamiento del Registro de nombres de damili’, en adelant
el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las nerpiar las que se
de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitrague de acuerdo
estas normas, y el encargo encomendado, correspaindiscritg
resolver la materia debatida, fundado en su calidad “Arbitro
Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resoludéfecha 14 d

marzo de 2005, el suscrito aceptd el cargo de wrl#rbitrador, jurd

desempeiiarlo fielmente y citd a las partes a udeeacia para conveni

las reglas de procedimiento del arbitraje pardaek8 de Marzo de 20(
a las 12:00 horas en las oficinas del Arbitro. Eetmlucion se notific
a las partes por carta certificada, y via correectedbnico a lo
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido validamente citadas las qaelerespectiv
comparendo de fijacion de normas de procedimieatlbesd a cabo ¢

dia 29 de Marzo de 2005, con la asistencia de dan Brancisco Rey
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por la parte de Mizuno como segundo solicitantéergacredité pode
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suficiente, sin perjuicio de la designacion de stepoderados p43
actuar con la misma representacion. La parte de (Jo&é Hugo Lir
Lopez) no se apersond en la audiencia.

5.- Acorde con las normas de procedimiento conwae;
oportunamente la parte de Mizuno hizo valer antie sbunal Arbitra
sus pretensiones sobre el nombre de dominio erti@Gued\l efecto
sostuvo su mejor derecho fundado esencialmente emgortancia
identificacion que tiene sobre la denominacion ‘Mi@”, para cuy
objeto sostuvo y demostro lo siguiente: a) Queeguesentada es u
empresa de origen japonés, lider en el mercado ngdemento
deportivos, fundada en el afio 1906, con presemcrags de 50 paise
y una de las mayores fabricas de articulos de golfel munda
especialmente palos de golf; b) Que ha invertidorraes sumas (
dinero a través de casi un siglo para desarroller groductos
posicionar su marca “Mizuno” como lider en impletosndeportivos
particularmente aquellos relacionados con el gaolfgistintos paises ¢

mundo; c¢) Que es titular de innumerables registiles la marc

“Mizuno”, en mas de 50 paises, habiéndose transidoresta ultima

marca en sindnimo de excelencia de articulos depertd) Que

asimismo en Chile es titular de variados registmercarios de la

denominacion “Mizuno”, siendo el primero de elldsdgo 1995, par
distinguir productos de la clase 18; e) Que taml@&denominacio
“Mizuno” forma parte de su razon social y nombreneccial, y e
precisamente el golf uno de los deportes por l@essys productos h
adquirido mayor fama y renombre mundial; f) Que etrevento d
adjudicarse el nombre de dominio en disputa al grigolicitante
sucedera que los usuarios de Internet que accédatoadentificadd
con el mismo, se encontraran con informacién ylgesiproductos ¢

otro tipo, naturaleza o procedencia, que no coom®gn a los que
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consecuente confusion y dafio a su reputacion; @) iQualmente,

titular de variados nombres de dominio gTLD o ccTliBles com
“mizuno.com”; “mizuno.cda.com?”; “mizunousa.co
“mizunoeurope.com”; mizuno.com.cn”;  “mizuno.comitw y
mizuno.co.jp”, entre otros;

6.- En cuanto al Derecho, argumenta a su favoatéepde Mizun
gue tanto en el derecho comparado, como en lgsadtafios en nuestro
pais, se ha efectuado una inmediata y I6gica delaemntre los nombres
de dominio y las marcas comerciales, ya que compavariado
aspectos y propositos, especialmente el de idesdifires de origen de
bienes y servicios, siendo este criterio ademapalgéado por |
juriprudencia nacional e internacional. Asimismon ¢a vigencia desde
el afio 2000 de las normas “UDRP”, se reconoce saprente como
aspecto fundamental para la resoluciéon de dichosflictos, |
titularidad de registros marcarios para el signaceestion, citando
efecto la norma pertinente. Agrega también que deerdo
Reglamento, los registros de nombres de dominlbriacdeben afectar
derecho de terceros, y que el primer solicitanteeglerir para si el
nombre de dominio “mizunogolf.cl”, esta infringiemdsus derechos.
Fundamenta también su pretension en el criteritan@ y notoriedad

gue tiene la denominacion “Mizuno”, misma que hdosadquirida

1S

gracias a su gestion, trabajo y al hecho de queatede un apellido de
los fundadores de la empresa, de origen estrictamaponés. Ademas
cita como fundamento de proteccion, otras normbReglamento y del
Convenio de Paris, respecto de la proteccion oflarga las marcas
notoriamente conocidas y nombres comerciales;
7.- Por lo expuesto, la parte de Mizuno concluyesenescrito de
pretension, que no le cabe duda que tiene el nikgoecho sobre gl
nombre de dominio “mizunogolf.cl”, atendida su faynaotoriedad;

8.- La parte de JHL (José Hugo Lira Lépez) no hiader sus

7
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pretensiones en ninguna instancia a lo largo aslgso.

9.- Por estimar que no existian hechos substascipkrtinentes

controvertidos, este Tribunal omitié recibir la sawa prueba, y resolvi

derechamente dictar sentencia.
CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discstido la presente

causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazado el primkcitante,

este ha demostrado un total desinterés en la peesansa para hac

valer sus derechos, desde el momento que no hegadtr argumento

ninguno, ni acompafado en autos prueba de ninggpexie tendiente
acreditar su mejor derecho o desvirtuar la pruetmanpanado por

parte de Mizuno;

b) Que si bien en materia de registros de nombresodantb se

aplica por regla general el principio de “first aanfirst served”, e

mismo no resulta ser una regla absoluta, menaodnttase de caus

tramitadas en rebeldia del primer solicitante coe® este casp.

Precisamente, dicho principio se ampara en la biemme existe por

parte de los solicitantes de nombre de dominio,nu®lo tal qué

corresponde generalmente aplicar el mismo cuando pktes en

conflicto no respaldan sus derechos, o bien aamdderechos
intereses de similar valor;

c) Que también es un hecho absolutamente indubitado g
denominacion “Mizuno” bajo sus distinta formas deteccion juridici
0 en sus distintas formas de transmision y pulddtidl publico, léag
nombre comercial, marca comercial o de fabricackugo nombre d
dominio bajo el ccTLD.cl y gTLD.com, es de propiddg uso de

segundo solicitante, quién asi lo ha acreditadcasialonente en autos;

11.- Que atendido lo expuesto en el considerantkrian al tratarse

del nombre distintivo y caracteristico del segusdlicitante, resultah

D
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esencialmente relevante que el primer solicitamteditara su mejor

derecho por medios de prueba suficientes, que aegutambién

confirmaran la buena fe de su solicitud, lo queaarrio.

12.- Que sin otro tipo de razones que la ya expaesh caso de tener

gue preferir un signo distintivo por sobre otrage&rbitro se inclina

preferir a quién efectivamente ha acreditado dlilag uso del mismo,
y el sustento de su proteccion a través de priatempdustriales (marcas
comerciales), nombre comercial y nombres de dompooun asunto de

certeza juridica, lo cual es también coincidenta tm expuesto en

nuestra legislacion y los tratados internacionstdse la materia;

13.- Que de la misma forma, el Reglamento conteraplau Art.° 6

gue "Por el hecho de solicitar la inscripciéon denambre de domini

bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante: acept

a

O

o

A

expresamente, suscribe y se compromete a acatgirge por todas las

normas contenidas en el presente documento, samveesle ninguna

especie.". Que asimismo, el Art.° 14 del Reglamedispone

expresamente que "Sera de responsabilidad excldshsolicitante qu
Su inscripcion no contrarie las normas vigentesresohbuso d
publicidad, los principios de la competencia lealeyla ética mercant
como asimismo, derechos validamente adquiridosgooeros.".

14.- Que este Arbitro conforme las facultades geehén sidg

otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse ectisara la calidad de

“Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentide la prudencia y
equidad le indiquen, y las normas aprobadas pqrdess por las que

rige este juicio. Que precisamente es sobre la t@sstos principios,

acorde con la letra y sentido de las disposiciamasscritas en el
considerando anterior, que este Arbitro ha valornadextensa prueba
acompafnada por el segundo solicitante para respaldaretension,

creandose la conviccion absoluta de que JHL (Jog® Hira Lopez) a

solicitar un nombre de dominio idéntico a una af@d@ng reconocid

e
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marca comercial internacional de productos depastiasociandola con
un tipo de los mismos, golf, pretendié apropiarse ld misma,
careciendo de titulo o motivo plausible para ello;

15.- Que sin perjuicio del respaldo legal anteadadt a juicio de este
Arbitro cabe también cuestionar la conducta del JBsé Hugo Lira
Lopez), por el s6lo hecho de que el segundo saritgtes una empresa
de reconocida trayectoria y notoriedad mundialjart de un nombre| -
Mizuno- de reconocida fama en el sector de artscdeportivos, que
trasciende precisamente debido a sus importantespat@s
publicitarias, todo lo cual a juicio de este aitro pudo haber sido
desconocido por el primer solicitante, mas aun @aasocio o ligo esa
denominacion con el rubro principal de su actividachercial, esto es,
el Golf. Ello, sumado a la rebeldia de esta parta €ausa, no permite a
este Arbitro sino confirmar que existio un clarandm de apropiacion

indebida de un nombre de dominio ajeno.

Y visto ademas, las facultades que al sentencié&loronfieren €

Reglamento para el funcionamiento del Registro denbmes d

D

dominio.cl y los articulos 836 y siguientes del ©oédde Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver ersemtido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normaslzuas por las
partes por las que se rige este juicio y lo disfpues los articulos 222y
siguientes del Codigo Organico de Tribunales.
RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominitmizunogolf.cl” a la parte de
Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation). Rezase la solicitud
presentada por la parte de JHL (José Hugo Lira1)ope
2.- Que en uso de las facultades que competere dwsz Arbitro, np
existe condena en costas, y se resuelve que lasasiseran pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiguese la sentencia a las partes por ceetéificada, sin
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perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIGIl€ por correc
electronico. Dese copia autorizada a las parteslasoliciten, a s
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chiéesuearchivo.

4.-  Conforme lo dispone el articulo 640 del CédigaProcedimient
Civil, firman la presente sentencia en autorizactlen la misma lo

testigos que mas abajo se indican

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Balmaceda.

Alejandro Mufioz Danesi Carmen Gloria Garcia Mafen

C.l. N°12.659.135-7 C.1. 11.708.049-8
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